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LA SUGERENTE FIGURA DE LAS MARCAS BLANCAS:
NOTAS DESDE EL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPANOL

THE SUGGESTIVE FIGURE OF WHITE BRANDS: MARKS FROM THE
SPANISH LAW"

DaviD LOPEZ JIMENEZ™

RESUMEN: En la actualidad, como la practica pone de manifiesto, los grandes distribuidores
estdn comercializando un importante nimero de bienes con su propio sello comercial que
compiten con las marcas de fabricantes lideres. Tal figura se ha denominado, con cardcter
general, marca blanca. Aunque el recurso a tal herramienta resulta plenamente licito, se ven
afectadas ciertas funciones paradigmadticas de la marca. También cabe considerar las particu-
laridades que se plantean, por un lado, desde la perspectiva del Derecho de la competencia
y, por otro, de la competencia desleal. A todo ello nos referiremos en el presente articulo de
investigacién, tomando como base el ordenamiento juridico espafiol.

Palabras clave: Competencia, confusién, desleal, distribucién, marcas.

ABSTRACT: Nowadays, as practice shows, big retailers are selling a large number of goods
with their own commercial seals that compete with leading manufacturers brands. This figu-
re has been called, in general, white brand. Although the use of such tool is entirely lawful,
certain paradigmatic functions of the brand are affected. It is also important to consider pe-
culiarities that arise, one the one hand from the perspective of the competition Law, and on
the other hand of unfair competition. To all this we will refer in this research paper, and we
will consider as base the Spanish law.

Key words: Competition, confusion, unfair, distribution, marks.

1. INTRODUCCION

La gran distribucién minorista desempefa en el escenario europeo un papel muy
destacado respecto a su contribucién a la economia, a la creacién de empleo y a la diver-
sificacién de la oferta a los consumidores'. Ademds, no debemos olvidar que, como ha
quedado probado en repetidos estudios?, llevados a cabo por las autoridades nacionales en
materia de competencia, la distribucién minorista es un sector dindmico, innovador y com-
petitivo. Entre las actuaciones comerciales desarrolladas por el distribuidor destaca, sobre

" El autor desea hacer constar su expreso agradecimiento a los evaluadores anénimos que valoraron el presente
articulo. Sus enriquecedoras sugerencias permitieron mejorar su contenido.

" Licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, Espafia. Doctor (con mencién especial europea) por
la Universidad de Sevilla, Espaiia y Doctor por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Espafia. Es profesor
investigador de la Universidad Auténoma de Chile. Correo electrénico: david.lopez@uautonoma.cl.

! Asf lo ha puesto de relieve parte de la doctrina econémica. En este sentido véase, RUzO SANMARTIN ez .
(2004) pp. 1-31; DAwsoN Y FrasQUET DELTORO (2006) pp. 11-24.

2 Sobre este particular, cabe destacar el informe publicado en mayo de 2008 por la Comisién de la
Competencia del Reino Unido sobre las cadenas de alimentacién.
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todos a efectos del presente trabajo, la creacién y consolidacién de productos, elaborados
generalmente por otros fabricantes distintos al propio distribuidor, que ostentardn la marca
del distribuidor —también denominada marca blanca—. Las pricticas realizadas con respecto
a las marcas de distribuidor, en ciertas ocasiones, podrdn vulnerar la normativa de defensa
de la competencia y de competencia desleal.

Hemos de aclarar que el término “marca blanca” es el que se acufid, en los albores de
la misma, para referirse a bienes que carecfan de publicidad en sus envases, diferencidndose,
en tal aspecto, frente a las marcas de los fabricantes lideres. Hoy, sin embargo, gozan de
tanto colorido como las primeras marcas, por lo que podria carecer de razén de ser tal de-
nominacién, siendo mds oportuna, por poner un ejemplo, la de marca de distribuidor. En
todo caso, tal expresién ha hecho fortuna a nivel coloquial, por lo que, teniendo en cuenta
tal premisa, en el presente estudio, emplearemos indistintamente ambos términos —marca
blanca y marca de distribuidor—, sin perjuicio de que, insistimos, ha de considerarse la pre-
sente matizacién.

El crecimiento de la marca blanca ha generado un nuevo escenario competitivo:
las empresas de la distribucién son, al mismo tiempo, distribuidoras y competidoras de
los productores/fabricantes’. Ademds, ha de considerarse que la distribucién fija tanto el
precio final de la marca blanca como del producto del productor/fabricante. Tal extremo
puede inducir a la distribucién a aumentar los precios de los productos de estos tltimos
para atraer clientes hacia sus marcas blancas®. Entre todas las opciones posibles, el consu-
midor elegird el producto mds parecido al que le gustarfa tener con el menor precio, dentro
de cuyo espectro se encuentran las marcas de distribuidor®. Precisamente, este tltimo —el
precio menor— es la clave que distancia enormemente un producto de marca lider de uno
de los de la distribucién, tanto que, en algunos casos, sin entrar a valorar la calidad, puede
resultar la mitad. Cuando la economia marcha bien no hay problema, pero en épocas de
crisis es, en este punto, donde las familias mds reducen el coste de la cesta de la compra.
Sobre todo si el lineal® premia, como es el caso, a las marcas de la distribucién de las del
industrial’.

Debemos reconocer el inconmensurable poder que, en la actualidad, tienen los dis-
tribuidores. En efecto, estos dltimos tienen fuerza suficiente como para imponer numerosas
condiciones al fabricante, pudiéndose colegir, por tanto, que, hoy por hoy, el poder radica,

> Con el término “productor” o “fabricante” se designa al agente econémico que constituye el primer nivel del
canal de distribucién de un determinado producto.

# Tal aspecto resulta destacado por el estudio efectuado en 2005 por las autoridades de Competencia de
Dinamarca, Groenlandia, Islandia, Islas Feroe, Finlandia, Noruega y Suecia, cuyo titulo es Nordic Food Markets,
a taste for competition.

> Esta es una de las principales conclusiones que se deducen del estudio DMC-Track que en junio de 2009 ha
presentado T7NNS Consumer sobre las respuestas del consumidor ante la crisis. Tal informe determina que nueve
de cada diez espafioles acostumbra a comprar marcas de distribuidor, a pesar de que més de la mitad de ellos
(un 54%) declara que no le gusta hacerlo, pero que lo realiza para ahorrar.

¢ En efecto, las marcas controladas por las grandes superficies —las marcas blancas y las exclusivas de la ensefia—
suelen gozar del privilegio de los llamados “puntos calientes” en los lineales de las cadenas de distribucidn.

7 GomEz (1995) pp. 26-30.
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mds que en la fabricacidn, en la distribucién®. De hecho, si los proveedores quieren vender’
en los establecimientos de los distribuidores, deben acceder a las determinaciones, dentro
de ciertos limites'’, que estos tltimos establezcan, entre las que podrdn encontrarse las vin-
culadas con las marcas blancas. Algo similar acontecié, como a continuacién veremos, en la
venta a pérdida''.

Los oferentes de bienes y/o servicios, con la finalidad de desorientar los mecanismos
sobre los precios que tienen los consumidores, crean ofertas que operan como sefiuelo en
productos de uso mds frecuente. La oferta en cuestién hace que el mecanismo de control
del consumidor baje y la tnica referencia de la que el mismo dispone es la relacién com-
parativa de ese bien o servicio con su experiencia'?. A partir de este momento, incluso un
consumidor medio, atraido por el gancho al establecimiento, seguird comprando el resto
de productos que necesita, en la creencia de que el nivel general de precios es aceptable.
Asimismo, el consumidor puede, siendo consciente de que esos concretos productos o ser-
vicios tienen un precio anormalmente bajo, decidir continuar su aprovisionamiento.

En este sentido, Bernardo Trujillo sefialé6 que los consumidores, como regla general,
conocen el precio de un nimero determinado de productos, formulando, a finales de la dé-
cada de los sesenta, la conocida teorfa de “islotes de pérdidas en océanos de beneficios'”, en
virtud de la cual puede manifestarse que si se bajan los precios de los articulos que el consu-
midor conoce', creerd, aunque no sea cierto, que todos los precios del establecimiento son
miés bajos que los de otros competidores, comprando, de este modo, un mayor nimero de
productos. El consumidor medio, consciente o no del engafio, ha terminado, como decimos,
comprando en el establecimiento que ha realizado una venta a pérdida sefiuelo. Esta tltima,

8 DEL CasTiLLO PUENTE (2007) p. 49; Garcia BoeapiLra (2009) pp. 54-60.

? Sobre este particular, cabe sefalar que los contratos de distribucién son aquellos en los que el productor
o fabricante acuerda con el distribuidor el suministro de un bien para su reventa en una zona determinada.
Estos contratos presentan las siguientes caracteristicas: a) son celebrados entre empresarios independientes; b)
son de duracién continuada y; ¢) en estos el distribuidor actia por cuenta propia y, por tanto, asume el riesgo
empresarial de las operaciones en las que interviene.

" En todo caso, debe asegurarse el equilibrio entre el poder negociador de las grandes superficies y la
industria. Si llevdsemos hasta las tltimas consecuencias la fuerza que, en la préctica, tienen los distribuidores,
posibilitando hasta la extenuacién la proliferacién de las marcas blancas, podria plantearse la desaparicion
de la industria, especialmente en el perfodo de crisis econdmica actual que, dicho sea de paso, Espafia estd
padeciendo con especial dureza.

" El acto de vender a pérdida puede constituir, segin las circunstancias concurrentes en el supuesto concreto,
en el contexto del ordenamiento juridico espafiol, una infraccién de la Ley de Defensa de la Competencia en
materia antitrust, de la Ley de Competencia Desleal, de la Ley de Ordenacién del Comercio Minorista en la
regulacién del comercio interior e, incluso, podria ser un ilicito penal.

2 Para un sector de la doctrina —NYsTRON (1970) pp. 50-69; McGoLprick (1990) p. 56—, la falta de
informacién que el consumidor tiene, le lleva a generalizar el nivel de precios de un establecimiento en
atencién a unos pocos productos de referencia. Una conclusion que aquel extrae tras cotejar los precios de un
establecimiento bien con su experiencia bien con los precios de otros establecimientos.

13 Tal apreciacién se realiza por OTERO LASTRES (1996) pp. 1457-1466.

14 Para profundizar sobre el conocimiento de los precios por los consumidores, se recomienda la lectura, entre
otros, de GABOR Y GRANCER (1961) pp. 170-188; ALLEN, HARRELL Y HUTT (1976) p. 21; DICKSON Y SAWYER
(1990) pp. 42-53.
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de acuerdo con la doctrina’®, puede definirse como aquel instrumento de marketing utilizado
por los distribuidores al por menor, para atraer clientes a su establecimiento, junto al produc-
to o servicio promocionado, de una ventaja adicional de gran valor.

Para determinar la existencia o no de la objetiva idoneidad del comportamiento desleal
de la venta a pérdida, para inducir a engafio a los consumidores y usuarios, habrd que hacer
un juicio de valor. Para ello, se tendrdn en cuenta dos aspectos. Por un lado, el estdndar de
consumidor y de usuario al que va dirigida la conducta y, por otro, el riesgo objetivo de con-
fusién del comportamiento para inducir a error. Lo importante para proceder a su represién
no es el resultado, sino que la conducta resulte objetivamente idénea para producirlo.

La deslealtad reside, precisamente, en la realizacién de precios'® de reclamo a través de
ventas a pérdida con la finalidad de inducir o incitar a los consumidores o usuarios a comprar
o contratar otros productos o servicios del mismo establecimiento. Esta teorfa, planteé un
innumerable nimero de problemas a los fabricantes que, en el caso de Espafia, se resolvié
con la aprobacién de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenacién del Comercio Minorista
~LOCM-, cuyo articulo 14 se ocupa de esta interesante cuestion. Tal precepto dispone que
“[n]o obstante lo dispuesto en el articulo anterior, [que alude a la libertad de precios] no se podrin
ofertar ni realizar ventas al pitblico con pérdida, fuera de los supuestos regulados en los Capitulos
1V y V del Titulo II de la presente Ley, a menos que, quien la realice, tenga por objetivo alcan-
zar los precios de uno o varios competidores con capacidad para afectar, significativamente, a sus
ventas, o se trate de articulos perecederos en las fechas proximas a su inutilizacion. En todo caso,
deberd respetarse lo dispuesto en la Ley sobre Competencia Desleal". 2. A los efectos sefialados en el
apartado anterior, se considerard que existe venta con pérdida, cuando el precio aplicado a un pro-
ducto sea inferior al de adquisicion segin factura, deducida la parte proporcional de los descuentos
que figuren en la misma, o al de reposicion si este fuese inferior a aquel o al coste efectivo de pro-
duccion si el articulo hubiese sido fabricado por el propio comerciante, incrementados, en las cuotas
de los impuestos indirectos que graven la operacion’.

En cualquier caso, es importante no penalizar el éxito comercial, salvo cuando se
trate de précticas incompatibles con la realizacién del mercado interior, como la existencia
de pruebas evidentes de abuso de posicién dominante en el mercado o de perjuicios para
el consumidor, contraviniendo el articulo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unién
Europea. Un mercado competitivo es una manera eficaz de proteger al consumidor y la efi-
ciencia operativa puede suponer beneficios adicionales. En un mercado libre y equitativo,
los minoristas compiten en servicio, calidad de los productos y relacién calidad-precio.

Por otro lado, cabe sefialar que la realizacién de conductas desleales perjudica no
solo a los competidores, sino, ademds, a los consumidores. En el supuesto que en el pre-
sente estudio sometemos a examen, estos ultimos se ven afectados en dos sentidos. Por un

15 En este sentido véase, PALAU RAMIREZ (1998) p. 233.

' Dado que el precio es un elemento indicativo importante, aunque —todo hay que decirlo— no el tnico, el
legislador ha tratado de proteger la correcta conformacién de los precios, libre de pricticas desleales que lo
puedan falsear, con la finalidad de defender a los consumidores y usuarios y al propio mercado. En este dltimo
sentido, véase ALONsO SoTo (1992) p. 85.

17 La venta a pérdida es objeto de regulacién en el art. 17 de la LCD. Sobre este particular, véase MASSAGUER
FUENTES (2010) pp. 495-526.
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lado, hay actos que les perjudican directamente como los supuestos de engafio o confusién
y, por otro, existen hechos que les lesionan, de forma indirecta, al producir una distor-
sién del correcto funcionamiento del sistema competitivo cual es el aprovechamiento de
la reputacién ajena. Todos los casos mencionados, que perjudican al consumidor, pueden
producirse mediante la utilizacién de marcas de distribuidor que, al limitar a una marca
lider, confunden al consumidor, al mismo tiempo que se aprovechan de la reputacién ajena
—notoriedad y prestigio alcanzado por otros fabricantes tras afios de invertir en innovacién
y comunicacién comercial'®—.

Segtin la teorfa econémica, un modelo competitivo perfecto y transparente implica
que exista claridad en las ofertas, de manera que el consumidor sea capaz de diferenciar
unas de otras. Cada oferente, segiin tal postulado, ha de basar su actuacién en su propio
esfuerzo y la libertad de decisién del consumidor no se puede ver obstaculizada. Sin embar-
go, debemos poner de manifiesto que el sistema competitivo no impide, en modo alguno,
que los competidores puedan tener en cuenta las ofertas de sus rivales y les permite imitar
todo aquello que no esté protegido por un derecho exclusivo de propiedad industrial y, de
acuerdo con el articulo 4 de la Ley espafola 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Des-
leal, tras la reforma de 2009, no sea contrario a la buena fe objetiva'.

Entendemos que gran parte de los problemas que en el sector de la distribucién se
suscitan podrian mitigarse y, en cierta medida, erradicarse en virtud de la autorregulacién
de todos los agentes que en el sector de la distribucién interactdan. En base a la autodis-
ciplina podria aprobarse un cédigo de conducta voluntario destinado a regular las relacio-
nes entre los minoristas y los proveedores, a nivel de cada uno de los Estados europeos,
en el plano comunitario, asi como la realizacién de un andlisis detallado de la cadena de
suministro, en la que, ademds del proveedor original y del sector de la gran distribucién,
intervienen muchos otros actores. Este cédigo de conducta ofrecerfa a un mayor niimero
de empresas de produccién y servicios medianas o incluso pequefias y artesanales la posibi-
lidad de acceder a la gran distribucién con un minimo de garantias. El legislador espafnol
sugiere fomentar el recurso a tal prictica en un importante elenco de normas, destacando, a
nuestros efectos, las consideraciones establecidas en la Exposicién de Motivos de la LOCM.

2. CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LAS FUNCIONES DE LA
MARCA

Una de las funciones mds significativas de la marca, como es sabido, es la distintiva
de los productos o servicios de una empresa de los idénticos o similares ofrecidos en el
mercado por otras empresas®. Esta dltima funcién, a tenor de las resoluciones judiciales

'8 En este sentido, véase RECIo MENENDEZ, CANABATE PozO Y RIvERA GOMEZ (1999) p. 50.

' En relacién a tal extremo, dispone Massaguer Fuentes que, respecto a la naturaleza objetiva, deben excluirse
del dmbito de aplicacién de la LCD aquellas conductas que resultan plenamente conformes a la finalidad
institucional no concurrencial propia de su autor y de su comportamiento. Por el contrario, han de entenderse
dotadas de finalidad concurrencial aquellas conductas que tipicamente no son concurrenciales cuando se hallan
determinadas por fines espurios. Véase MASSAGUER FUENTES (1999) pp. 124 a 126.

2 DE 1A FUENTE GARCIA (1999) p. 235 ScHMITZ VACCARO (2012) p. 10.

93
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mis relevantes del Tribunal de Justicia de la Unién Europea®, sobre el particular, debe ser
entendida en el sentido de que la marca garantiza que todos los productos y/o servicios
contrasefiados proceden bien de su titular bien de una persona fisica o juridica bajo su con-
trol (es decir, como puede colegirse, no todos provienen de la misma fuente productiva).
En otras palabras, la esencia de la marca es evitar el riesgo de confusién®’, ya que es bdsica
su finalidad de distinguir productos y servicios en el mercado, de forma que el consumidor
medio no los confunda con otros®. En consecuencia, no puede ser marca un signo que ca-
rezca de fuerza o capacidad distintiva o que la pierda de forma sobrevenida® (articulo 5.1.b
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas —en adelante LM-).

Junto a esta funcién, la marca puede cumplir diferentes funciones”

, entre las que
destacan la funcién publicitaria, la indicativa del nivel de calidad y la reveladora del origen
empresarial del bien o servicio en cuestién®. A todas ellas nos referiremos, de forma breve,
a continuacion.

La marca, como decimos, puede desempenar una funcién publicitaria®” al favorecer
la colocacién y promocién del producto o servicio marcados entre sus potenciales adqui-
rentes y usuarios. A través de la funcién publicitaria de la marca, el empresario utiliza el
signo para entrar y permanecer en el mercado. Se considera una funcién auténoma, toda
vez que el signo tiene, por si mismo, una vis atractiva sobre los consumidores que es inde-
pendiente de la funcién indicadora del origen empresarial, del goodwill de la marca y de
la informacién que la misma transmite. La simple repeticién del signo en simples medios
publicitarios convierte a la marca en un estimulo para la demanda de los productos por los
consumidores.

La publicidad, en sus distintas formas y presentaciones, se ha integrado en nuestra
sociedad de forma indisoluble y se ha convertido en un elemento tan cotidiano como impres-
cindible. Por un lado, cotidiano porque ya no se concibe un producto sin marca —aunque se
trate de las denominadas marcas blancas— y, por otro, imprescindible tanto para consolidar y
desarrollar el mercado como para mantener, potenciar o modificar actitudes y valores sociales.
El discurso publicitario hace uso de todos los componentes de la comunicacién para elabo-

2 En este sentido, véase las sugerentes sentencias: SA CNL-SUCAL NV contra HAG GF AG (1990):
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 17 de octubre de 1990 —apartado 16— IHT Internationale
Heizgtechnik GmbH y Uwe Danzinger contra Ideal-Standard GmbH y Wabco Standard GmbH (1994): Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas, 22 de junio de 1994 —apartado 45-.

22 Por lo que se refiere a los distintos supuestos en los que concurre riesgo de confusidn, puede verse
BercoviTz RODRIGUEZ-CANO (2002) pp. 88 vy ss.

# La mera asociacién mental o evocacién de una marca por otra diversa, no parece suficiente para, por si
misma, apreciar la concurrencia de un riesgo de asociacién. El consumidor, al menos, ha de entender que
impera una conexidn juridica entre los titulares de ambas marcas. Véase Losaro (2002) p. 289.

24 El cardcter distintivo de un signo puede concebirse como la aptitud que el mismo ha de tener para distinguir
los productos y/o servicios que, en este sentido, identifica, respecto del resto de bienes y/o servicios similares o
andlogos que se ofertan en el mercado. Sobre este extremo véase, RUIPEREZ DE AZCARATE (2008) p. 54.

# En cuanto a las funciones de la marca, véase FERNANDEZ Novoa (2004) pp. 66-79.

% Sobre esta cuestién nos remitimos a las consideraciones efectuadas por DE 1A FUENTE GARCIA (2001) pp.
119-232.

¥ Respecto a la importancia de la funcién publicitaria de la marca, véase AREAN LaLIN (1982) p. 59;
FERNANDEZ-Novoa (1984) pp. 61-70.
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rar sus mensajes buscando siempre objetivos de informacidn, persuasion y seduccién. Este
entramado de la comunicacién comercial provoca que los profesionales publicitarios estu-
dien, trabajen y construyan los cédigos verbales y no verbales del mensaje para conseguir
influir y atraer al receptor, tanto en sus propuestas explicitas como implicitas. El producto,
la marca, los valores, los ideales, todo, en definitiva, queda imbricado en una pieza publici-
taria que esconde mds de lo que aparentemente muestra. En consecuencia, puede afirmarse
que en todo el proceso de investigacién y creaciéon de la argumentacién, posicionamiento
y personalidad comercial juega un papel esencial la comunicacién no verbal, ya que el sim-
bolismo del producto/marca, los valores asociados al mismo y la mayor carga persuasiva
del anuncio se encuentra esencialmente en el mensaje connotado —o lo que es lo mismo: el
“no dicho”, pero si sugerido— de la publicidad. En la formacién de imagen publicitaria tan
esencial es la comunicacién verbal —qué se dice— como la no verbal —cémo se dice—, ya que
ambas influyen en el resultado y éxito final del anuncio®.

Consecuencia directa de esta funcién, es la “condensacién” por la marca del presti-
gio —también denominado goodwill*— del producto o servicio y, por efecto directo, el de su
fabricante o distribuidor. Debemos poner de relieve que el goodwill incluye la buena fama o
prestigio adquirido por el empresario a lo largo del tiempo en el que los productos estén en
el mercado. Es preciso insistir en que esta funcién condensadora del prestigio empresarial
no la desempefian por igual todas las marcas. En efecto, ciertas marcas pueden ostentar un
elevado goodwill, mientras que pueden existir marcas carentes de prestigio e, incluso, algu-
nas podrdn tener una mala fama o #//will** —aunque, qué duda cabe, es dificil que una mar-
ca con mala fama pueda mantenerse en el mercado—. Sin embargo, dnicamente las marcas
que gozan de goodwill son marcas que pueden quedar perjudicadas por el aprovechamiento
indebido de la marca o buen nombre por parte de terceros usurpadores.

La marca puede, ademds, cumplir una funcién indicativa del nivel de calidad de los
productos y/o servicios que distingue. La marca, por si sola, indica e informa a los consu-
midores el nivel de calidad que tienen los productos, la naturaleza de los mismos, asi como
sus caracteres. Para conservar la confianza del pablico comprador, el titular de la marca ha
de ofrecer a los consumidores productos que gocen de la calidad, naturaleza o de caracteres
semejantes, sin hacer alteraciones sustanciales en los mismos de suerte que por tales modi-
ficaciones resulten perjudicados. Esta funcién justifica que su titular pueda oponerse a la
ulterior comercializacién por terceros de productos que, habiendo sido introducidos en el
mercado por ¢l o con su consentimiento, hayan experimentado modificaciones o alteracio-
nes en sus caracteristicas.

Por dltimo, la marca puede indicar el origen empresarial del producto y/o servicio
distinguido. Como se ha puesto de manifiesto, tanto por parte de la doctrina como por la
jurisprudencia, esta funcién garantiza a los consumidores que las mercancias proceden de la
misma empresa o grupo de empresas. Para proteger la funcién que examinamos, la norma-

28 BassaT (1993) pp. 98-100; Masso (2001) pp. 46-51.
# El término anglosajén goodwill es traducido por la doctrina espafiola como buena fama o elevada reputacién.

Véase, entre otros, GONZALEZ-BUENO CATALAN DE OCON (2005) p. 18; Parau Ramirez (2005) p. 20; HERRERO
SUAREZ (2006) p. 219; OTERO GARCIA-CASTRILLON (2006) p. 49; LLOBREGAT HURTADO (2007) p. 49-51.

3 FERNANDEZ Novoa (1978) pp. 33-62.
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tiva trata de evitar la convivencia de marcas confundibles®. En todo caso, cabe determinar
que esta ultima funcién puede no ser cumplida en ciertos casos, en especial, cuando su uso
sea licenciado aisladamente o su titularidad cedida con independencia de la totalidad o par-
te de la empresa. No puede afirmarse, pues, con caricter absoluto, que la marca actie como
medio indicador de la procedencia del producto signado®. En este sentido, podrd actuar
como indicativo de su calidad si es que su uso por los licenciatarios es controlado por su ti-
tular. Es relevante que las partes hagan referencia a la facultad de control del licenciante en
el contrato, puesto que, aunque resulta necesario para proteger la calidad y el conjunto de
valores que comunica una determinada marca, no puede considerarse que sea un elemento
esencial del contrato de licencia. Por tanto, al no ser un elemento natural ni inherente al
contrato de licencia, no puede llevarse a cabo este examen si no estd previamente previsto
entre las partes. En efecto, si bien es cierto que el control de calidad es importante, para
proteger la funcién distintiva y la funcién indicadora de calidad de los signos, no puede
considerarse como un elemento esencial. En primer lugar, porque no estd legalmente pre-
visto, de manera que parece que el legislador deja esta cuestién a la libre decisién de las
partes. En segundo lugar, porque, no estando legalmente previsto, resulta desorbitado y
desmedido conceder esta facultad a todo licenciante, incluso cuando no exista pacto entre
las partes contratantes, ya que, en realidad, le permite injerirse en la esfera del licenciatario.
Por dltimo, es posible interpretar que corresponde al licenciante conservar el valor de la
marca para que esta desarrolle eficazmente todas sus funciones, por lo tanto, forma parte de
su diligencia debida el incorporar un pacto de este tipo en el contrato de licencia®.

3. LAS MARCAS DE DISTRIBUIDOR COMO ALTERNATIVA FRENTE A LAS
PRIMERAS MARCAS

3.1.  CONCEPTO DE MARCA BLANCA
Podemos definir*® las marcas blancas, siendo conscientes de que no existe una termino-
logfa®> undnime para referirse al fenémeno, como aquellos productos fabricados por un deter-

3 La importancia de esta funcién se pone de relieve en multiples resoluciones del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (en adelante STJCE). Asi, entre otras muchas, en: SA CNL-SUCAL NV contra HAG
GF AG (1990): Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 17 de octubre de 1990, fundamentos 13 y
145 Canon Kabushiki Kaisa contra MetroGoldwyn Mayer Inc. (1998): Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, 29 de septiembre de 1998, fundamentos 26 y 27. En esta tltima sentencia se recuerda la funcién
del origen empresarial de los productos para evitar la confusién de los consumidores. Esta puede tener lugar
por el hecho de que los consumidores erréneamente consideren que los productos y servicios proceden de la
misma empresa o, en su caso, se trata de dos empresas vinculadas econdmicamente cuando, en realidad, no lo
son; y Segabo Inc. y SA Ancienne Maison Dubois et Fils contra GB. Uni SA. (1999): Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, 1 de julio de 1999.

2 ALONsO EspiNOsa Y LAzARO SANCHEZ (2002) pp. 165-206.

% Sobre este particular, nos remitimos a Casapo CERVINO (1983) pp. 154-160.

3 Mills define las marcas blancas como “una marca utilizada por un minorista o mayorista para una linea o
variedad de productos bajo distribucién exclusiva o controlada”. Véase MiLLs (1995) pp. 117.

% Entre los términos acufiados para referirse a las marcas gestionadas por la distribucién o a algunos de sus
tipos se pueden mencionar, entre otros muchos: marca de distribucién, marca del (de) distribuidor, marca
de la distribucién, marca propia, marca propia de distribucién, marca propia del detallista, marca privada,
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minado industrial que son ofrecidos al consumidor bajo el nombre o marca del distribuidor o
detallista, que es quien realiza las funciones de marketing en relacién con las mismas™.

Mediante la introduccién de las marcas de distribuidor —estrategia en expansion en
Espafia—, los intermediarios compiten con los productores en la generacién de imagen de
marca; y lo hacen con éxito, resultando cada vez mids dificil a los productores diferenciarse
de los intermediarios en el mercado.

Tanto el desarrollo de nuevos conceptos y productos, como la publicidad, estrategias a
las que los productores han de recurrir para diferenciarse, implican unos costes que no estdn
al alcance de todos ellos”. Es decir, cada vez resulta més costoso que los destinatarios identi-
fiquen los productos por sus productores en el mercado, de manera que serd el intermediario
quien oriente al destinatario hacia el producto®™. Y es que la imagen de marca es el mejor
argumento que tienen los fabricantes para negociar con los intermediarios. En efecto, el pro-
ductor, a la hora de motivar al intermediario, a la adquisicién del producto y de negociar con
él, puede seguir dos estrategias distintas: acudir directamente al intermediario, siguiendo una
estrategia de presién o bien dirigir su esfuerzo al mercado final a los destinatarios. Esto dltimo
supone adoptar una estrategia que los economistas denominan de aspiracién, de manera que
sean los destinatarios quienes soliciten al intermediario el producto, viéndose asi este tltimo
“aspirado” por la demanda suscitada por el productor en el mercado final. Esto se consigue
generando una imagen de marca entre los destinatarios®. De modo que, en un mercado con
exceso de oferta, un productor sin imagen de marca es, utilizando una expresion juridica,
fungible. Y, frente a rivales tan fuertes, las estrategias de presién se vuelven contra el produc-
tor, con lo que la situacién de este es netamente desfavorable.

La doctrina no es undnime en cuanto a la fecha de nacimiento de las marcas blancas.
Asi, segun cierto sector®, las primeras marcas de distribuidor francesas tienen su origen en la
segunda mitad del siglo XIX; en concreto, hacia 1874, mientras que la marca de distribuidor

141, las mar-

de Salinsbury, en Gran Bretana, data de 1869. A juicio de otra corriente doctrina
cas blancas no datan, en absoluto, del siglo XIX sino que surgen en 1976, con el lanzamiento
en Francia de los Produits Libres por la cadena Carrefour. Al principio, eran envases en blanco
que estaban libres de publicidad, es decir, constitufan un producto desnudo que eliminaba los
gastos que se consideraban superfluos. Es importante subrayar que, en aquel momento, eran
productos claramente diferenciados de las marcas tradicionales, sin posible confusién. La de-
nominacién de marca blanca ha hecho fortuna y, en la actualidad, se le continda designando

como tal, sobre todo a nivel coloquial, a pesar de que ha desaparecido como blanca.

marca blanca, marca genérica, marca cedida, marca paraguas, marca ensefia, marca logo, marca cadena, marca
exclusiva, contramarca, submarca, marca controlada, etc. También en inglés se emplean términos como private
label, private brand, distributor brand, store brand, retailer brand, own brand, own label, house brand, generis
products, exclusive products, etc. Y en francés: marque de distributeur, marques de distribution, etc.

% PUELLES PEREZ, FERNANDEZ DE LARREA Y ALBERT (1997) p. 112.

% Mucica GRriaLsa (1996) pp. 31-41.

3% MuR1Z MARTINEZ, PLACER GALAN Y CERVANTES BraNCO (1997) p. 61.

" VAzQUEZ CASIELLES, TRESPALACIOS GUTIERREZ (1997) pp. 439-442 y 460.

0 Davara (1997) pp. 29-35; Davara (1998) pp. 39-46.

1 VARGAS Y MARTIN (1995) pp. 131-140; OrmMaza (1997) pp. 40-44.
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Sin embargo, el auténtico renacimiento de las marcas de distribuidor es relativamen-
te reciente, evidenciando, no obstante, una gran capacidad evolutiva. Cifiéndonos al mer-
cado espafol, este proceso abarca dos etapas bien diferenciadas entre si: la primera cubre la
década 1977-87, en tanto que la segunda, que arranca en 1988-89, continta vigente hoy
en dia. La aparicién de las primeras marcas de distribuidor en Espafa, que sigue los pasos

de las experiencias francesas*

, estd asociada inequivocamente a una estrategia de bajo coste.
Es la respuesta, en unos casos, a la posicién predominante de algunos fabricantes o, mds
frecuentemente, a las demandas de racionalidad en el consumo por parte de una clientela
que padece los efectos de tas crisis.

La misma denominacién marca blanca, como hemos anticipado, resulta equivoca
para gran parte de las referencias de distribuidor. De hecho, cada vez tienen mds colorido
comercial y hasta se publicitan con intensidad buscando asociar la imagen del detallista con
los valores que encarnan sus propias marcas.

En los dltimos anos, los grandes distribuidores —entre los que destacan Carrefour,
Mercadona, Eroski, Auchan y el Corte Inglés— han adoptado una agresiva politica de pro-
mocién de productos bajo su propia marca. De esta forma, los principales distribuidores
se han convertido en los primeros competidores de los fabricantes en el mercado de la
distribucién minorista. Tradicionalmente se ha mantenido que los costes soportados por
la distribucién para sus marcas propias han sido considerablemente mds bajos que los to-
lerados por el fabricante en la comercializacién de su cartera de marcas®. Sin embargo, la
consolidacién de las marcas de distribuidor en gran ndmero de categorias y mercados y, en
consecuencia, su importancia como herramienta clave en la negociacién con el fabricante y
en la fidelizacién del consumidor al establecimiento, han propiciado, en la actualidad, un
creciente interés del distribuidor hacia sus marcas y un progresivo esfuerzo de marketing
hacia las mismas. Este dltimo se observa en diferentes frentes, entre los que, a titulo de
ejemplo, destaca la preocupacién del minorista por dotar a sus marcas propias de una me-
jor calidad*, en la segmentacién de mercado de las marcas de distribuidor —incorporando
marcas Premium de distribuidor®, en la politica de merchandising aplicada a estas marcas,

1“—, en la presencia

caracterizada por la asignacién de mejores y mayores espacios en el linea
de estas marcas en nuevas categorfas y en la comunicacién activa de las marcas de distribui-
dor en el interior del establecimiento y en los medios de comunicacién?.

En Espana, como seguidamente veremos, las marcas blancas han experimentado un
crecimiento notable hasta situarse a la cabeza de los paises europeos. A comienzos de los
afios ochenta, la cuota de mercado de la marca de distribuidor empezé a crecer, de forma

significativa, en nuestro pafs. Segtin las estimaciones realizadas®® en 2001, la cuota de mer-

42 El despegue de las marcas de distribuidor tiene lugar con los productos libres de Carrefour (1976). En
Espafia, las marcas blancas de Eroski hacen su aparicién en agosto de 1977.

% GOMEzZ SUAREZ Y RUBIO BENITO (2006) pp. 157-174.

# HocH y BANERTI (1993) pp. 57-67; HALSTEAD Y WARD (1995) pp. 38-48.

# DUNNE Y NARASIMHAN (1999) pp. 41-52.

4 HocH (1996) pp. 89-102; FERNANDEZ Y GOMEZ (1999) p. 39; Recio Y RoMAN (1999) p. 13.
47" RICHARDSON, Dick Y Jan (1994) p. 30.

4 DoBSON (2005) p. 540.
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cado en valor de las marcas blancas era del 17% en Espafa, una penetracién moderada en
comparacién con otros paises. En 2005, la penetracién de las marcas blancas en Espana au-
ment6 hasta el 26% de cuota de mercado en términos de valor. Asimismo, segin los datos
mds recientes, provenientes de la consultora especializada Information Resources Inc. (IRI)?,
entre septiembre de 2007 y el mismo mes de 2008, las ensefias respaldadas por la gran dis-
tribucién han crecido mas de un 8% hasta alcanzar el 32% de las ventas totales del sector,
frente al 29,6% de hace un afio. Ademds, esta cuota de mercado de las marcas de distribui-
dor tiene un crecimiento sostenido en todos los sectores, destacando el de alimentacidn.
Durante 2008, al calor de la crisis econdmica, la marca blanca ha ganado cuota de mercado
en todos los paises de Europa, aunque en ninguno con tanta fuerza como en Espafa. Este
tltimo, como decimos, es el pais con mayor penetracién de la marca blanca, por delante
de paises como Alemania (31%), Holanda y Reino Unido (27%), Francia (26%) e Italia
(13%). Este crecimiento estd siendo mucho mds acusado en las marcas de distribucién que
en las de fabricantes y en los tltimos meses esta tendencia, qué duda cabe, se estd agudizan-
do, como consecuencia de la crisis econémica, si bien todavia puede ser mayor™.

Tales cifras® tienen importantes consecuencias para los fabricantes. En efecto, las
empresas que fabrican productos de primeras marcas estin acusando el crecimiento de las
marcas de distribuidor. El principal efecto es una reduccién del volumen de ventas, seguido
por un descenso de los margenes y por un incremento de los costes de comercializacién de
sus productos.

El acrecimiento de ventas de las marcas de distribuidor obedece a la mayor sensibili-
dad al precio de los productos, seguida del aumento de la aceptacién de las marcas entre la
sociedad, la mejora de la calidad de las marcas de distribuidor’® y la falta de diferenciacién
percibida entre las marcas de fabricante y de distribuidor. Cabe poner de relieve que los
consumidores acrecientan su demanda de marcas de distribuidor ante la crisis. Sin embar-

153

go, segun cierto sector doctrinal®, esta tendencia no se revierte en los periodos de expan-

sién econdmica, ya que, al probar estas marcas, obtienen un nivel de satisfaccién alto™.

# Para ampliar tal informacién, véase el siguiente sitio Web: www.informationresources.es.

%0 A juicio de Iniesta y Agustin, las futuras fusiones entre distribuidores acentuardn mds, si cabe, el desarrollo
de estas marcas. INIESTA Y AGUSTIN (2001) p. 108.

' Segun la Private Label Manufacturers Association, en 2009, las marcas de distribuidor representan una cuota
importante en el mercado espafiol y a nivel global, siendo la cuota de mercado espafiola de un 34%, una de las
mayores a nivel europeo.

52 La calidad de producto es uno de los principales aspectos evaluados por los consumidores como paso previo
a su eleccién de compra de una marca de fabricante o de distribuidor. En este sentido, pone de relieve un
sector de la doctrina —Bellizi— que las diferencias en calidad entre las marcas de fabricante y de distribuidor
son provocadas por la peor valoracién de las marcas de distribuidor en los atributos extrinsecos. Véase BELLIZI
et al. (1981) p. 57. Sin embargo, recientemente, una determinada corriente doctrinal —Semeijn, Van Riel
y Ambrosini— entiende que el diferencial de calidad objetiva entre las marcas de fabricante y las marcas de
distribuidor es cada vez menor e, incluso, en ciertos supuestos la calidad de las marcas de distribuidor es
superior. Véase SEMEIN, VAN RIEL Y AMBROSINI (2004) p. 247.

53 KUMAR Y STEENKAMP (2007) pp. 26-31.

> Tal apreciacién resulta destacada por el citado informe realizado entre el Instituto de Empresa y Kreab Gavin
Anderson en relacién a las marcas blancas.
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Las marcas del distribuidor constituyen, en definitiva, una manifestacién de la
descentralizacién productiva, ya que con las mismas se disimula la fuente productiva
(identificindose la procedencia geogrifica por cédigos de barras ex Real Decreto espafiol
1573/1985, de 1 de agosto, por el que se regulan las denominaciones genéricas y especificas
de productos alimentarios) y se inserta tnicamente la marca del distribuidor. De hecho,
el titular de la marca blanca subcontrata la manufactura del producto que etiqueta con su
propia marca, siendo la persona del fabricante irrelevante para el consumidor®.

3.2. RIVALIDAD ENTRE MARCAS DE DISTRIBUIDOR Y MARCAS DE FABRICANTE

Actualmente, en Europa —aunque en ciertos paises comunitarios con mds intensi-
dad—, nos encontramos ante una profunda crisis que estd impactando directamente en el
bienestar familiar. Tal situacién es especialmente dificil para las familias con menos recursos
para el consumo, dentro de las cuales debemos entender incluidas aquellas en las que todos
o parte de los miembros estdn en desempleo. En efecto, en el contexto econémico descrito,
las familias, sobre todo las de clase media, pueden verse muy afectadas por una importante
disminucién de los recursos econémicos. Por consiguiente, la desaceleracién econémica y la
subida de los precios provocan que muchos de los productos de gran consumo adquiridos
por las unidades familiares descritas sean de la ensefia de la gran distribucién que, como
regla general, suele ser mds barata que la de los fabricantes lideres.

En relacién a estos dltimos, cabe indicar que los productos que cuentan con la mar-
ca de primeros fabricantes tienen un limitado margen para reducir los precios. De hecho,
los grandes fabricantes no son demasiado proclives a modificar el precio, pues, entre otros
aspectos, darfa la impresién, frente al piblico consumidor, que el precio no estd adaptado
a los costes mds la ganancia que quieren obtener. No tiene demasiado sentido que en época
de crisis los fabricantes lideres bajen los precios y en momentos de bonanza los suban, ya
que podria pensarse que los beneficios no estdn ajustados al mercado. En consecuencia, los
productos de los fabricantes lideres son muy insensibles a la crisis, dado que, segin tal pos-
tura, el precio constituye un determinante de la calidad. Como alternativa frente a las pri-
meras marcas, el consumidor dispone de las marcas blancas o del distribuidor, especialmen-
te valoradas en contextos de dificultad econémica. El gran distribuidor, sin dejar de ser tal,
se aventura en la tarea de introducir productos en el mercado por dos caminos: bien ha-
ciendo un producto al que le dan la marca del propio distribuidor bien creando una marca
blanca para todos sus productos. Aunque tales conductas estdn dentro de la legalidad, si
bien, todo hay que decirlo, hay una cierta confusién entre fabricacién y distribucién.

Respecto a este dltimo extremo, cabe manifestar que las marcas blancas son produc-
tos fabricados por un determinado industrial, pero que terminan siendo comercializados
bajo la marca de un tercero (el distribuidor) que aparece como fabricante del mismo frente
al consumidor final. Dado que la comercializacién de las marcas blancas se efecttia bajo el
paraguas —prestigio comercial, solvencia empresarial, responsabilidad juridica— de quien
pone esos productos en el mercado, cobra sentido el hecho de que no se restrinja la facul-
tad del verdadero fabricante para autorizar la distribucién y venta de esos mismos produc-

5> FERNANDEZ NOGALES (2000) p. 75.
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tos, pero bajo la marca de un tercero incluso en el mismo dmbito geografico reconocido a
otro u otros de sus clientes marquistas™.

Aunque el recurso a las marcas blancas, por parte de los distribuidores, es una practi-
ca completamente licita, pueden suscitarse, como veremos en los dos apartados siguientes,
ciertos problemas, a tenor de la normativa espafiola de defensa de la competencia y de la
legislacién en materia de competencia desleal. Aunque, insistimos, de ello nos ocuparemos
mds adelante, cabe adelantar, por cuanto en este momento interesa, que un tema en el que
pueden plantearse ciertas dificultades de indole legal viene determinado por el hecho de
que el distribuidor presente, bajo la denominacién de su propia marca, su producto, que
no debe olvidarse que es alternativo al del fabricante lider, con una forma de presentaciéon
muy similar al de este tltimo. En el caso que planteamos, se ven afectadas algunas de las
funciones de la marca que, como se recordard, vimos en el segundo apartado del presente
estudio. En efecto, como decimos, la funcién indicadora del origen empresarial se ve par-
cialmente desdibujada. También podrd ser seriamente abatida la funcién identificadora de
la calidad, ya que existe la posibilidad de que el fabricante del gran distribuidor elabore un
producto sin la misma calidad que la del primer fabricante. Finalmente, podr4, asimismo,
verse perjudicada la funcién del goodwill. Si estas tres funciones enunciadas, de una u otra
manera, se ven, por decirlo en términos coloquiales, tocadas también se verd afectada la
funcién identificativa y publicitaria del mercado. Para que la situacién descrita no se susci-
te, los fabricantes lideres se estdn lanzando a la carrera de proyectar campafias publicitarias
en las que ponen de relieve que no fabrican para otros, revelando, con tal actuacién, que
sus productos no podrédn encontrase bajo la denominacién de ninguna marca blanca. En
otros términos, tal campafia comercial pretende advertir al consumidor de la posibilidad de
que existan productos —de marcas blancas o no— similares al suyo, pero que, en todo caso,
presentan un origen empresarial diverso. La agresiva actividad publicitaria de los grandes
fabricantes, para reivindicar la marca de fébrica, es consecuencia de la fortisima competen-
cia que estdn sufriendo en el mercado por parte de las marcas de distribuidor.

La marca no surge sin los consumidores. De aqui que el signo, al ser asociado a
determinados productos o servicios, pone en movimiento todo un proceso mental en el
publico consumidor, en torno al origen empresarial, calidad y atn respecto de la buena
fama de las mercancias a las que la mencionada marca hace alusién, tutelando no solo el
privativo interés del empresario, sino, en general, el del consumidor. Sobre este particular,
cabe profundizar, en el tema que nos ocupa, destacando el hecho de que las marcas blancas
debilitan la asociacién que existe entre el signo relativo a la marca del fabricante lider y la
actitud que el consumidor manifiesta frente a la misma, creando, de este modo, una suerte
de marca parasitante, dado que existe una especie de parasitacién, por parte de la marca
blanca, del prestigio de la gran marca que progresivamente va debilitando a la del gran fa-

>¢ El fabricante se asegura la no concurrencia con ninguno de sus clientes, pero ninguna razén comercial

o atinente a la libre competencia ha de impedirle que consienta la presencia de varios de esos marquistas
en una misma 4rea o zona comercial. Estos, en definitiva, no actdan en el mercado externamente a modo
de intermediarios del fabricante —a diferencia de las figuras del agente/representante o del concesionario/
distribuidor—, sino que prefieren hacerlo en cualidad de fabricantes, sujeténdose, por tanto, a las reglas de la
libre competencia con quien decide actuar de igual modo.
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bricante. La crisis afecta a la transparencia del mercado porque desdibuja las marcas lideres,
ya que, como hemos visto, da origen a marcas —marcas de distribuidor— que ostentan pecu-
liaridades dignas de examen.

Resulta interesante plantear una cuestién en relacién a las marcas blancas que es
si las mismas podrian ser consideradas engafiosas. Si se entendiera que inducen a error,
podria solicitarse la caducidad de la marca por ser engafiosa. No debe olvidarse que para
que se produzca la caducidad de la marca, por su conversién en engafiosa, es preciso que la
marca deje de cumplir con su funcién diferenciadora. El engafio existe, a titulo de ejemplo,
cuando un signo provoca en la mente del consumidor una idea distorsionada acerca de la
naturaleza del producto, su procedencia, sus caracteristicas, su modo de fabricacién u otras
informaciones que induzcan al publico a error.

3.3. LA NECESARIA OBSERVANCIA DE LA NORMATIVA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

En un mercado competitivo, las empresas de la distribucién que asi lo deseen, tie-
nen libertad para integrarse verticalmente y competir con los fabricantes en igualdad de
condiciones, para satisfacer los deseos de los consumidores, aunque, todo hay que decirlo,
tal actuacién suponga desreferenciar los productos de un proveedor para hacer sitio a los
productos de su propia marca®. Las conductas que el distribuidor efectie pueden resultar
plenamente licitas, si bien, por el contrario, en algunos supuestos, como en el presente
apartado veremos, pueden vulnerar la Ley espanola 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de
la Competencia®.

En la actualidad, como hemos visto, las marcas blancas ocupan altisimas cuotas de
mercado en numerosas categorias y compiten intensamente con las marcas del fabricante
por el espacio en el lineal y por atraer las preferencias del consumidor. En cualquier caso,
las empresas que disfrutan de una posicién dominante colectiva en los mercados de aprovi-
sionamiento y distribucién minorista pueden, como habitualmente acontece en la préctica,
subcontratar la produccién de un producto bajo la denominacién de la marca creada por el
distribuidor para designar sus propios productos —integracién parcial—, pero deben asegu-
rar una igualdad de oportunidades a las marcas del fabricante frente a sus propias marcas,
para que sea la decisién del consumidor la que determine el éxito y la rentabilidad de un
producto. Solo asi se garantiza el bienestar de los consumidores, evitando que los grandes
distribuidores decidan unilateralmente los productos que deben ser consumidos.

Como venimos determinando, el distribuidor con poder de mercado debe realizar
una gestion de categoria objetiva y no discriminatoria para respetar la normativa de defensa
de la competencia. Esta objetividad podria presumirse si, por ejemplo, la gestién de la cate-
goria®® se realizase por un departamento distinto al que gestiona la marca del distribuidor o

%7 La negativa de referenciacidn o la desreferenciaciéon de un proveedor, asi como su sustitucién por una marca
blanca, debe justificarse por criterios predeterminados, objetivos y no discriminatorios. En caso contrario,
podremos encontrarnos ante un abuso de posicién dominante por parte del distribuidor.

% En relacién a esta norma, véase la sugerente obra de FoLGuEra CrEespo, GUTIERREZ HERNANDEZ,
MASSAGUER FUENTES Y SALA ARQUER (2010).

%9 La gestién de la categorfa por parte del distribuidor (precios, publicidad, posicionamiento, etc.) debe seguir,
como decimos, criterios predeterminados, objetivos y no discriminatorios.
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un experto independiente, cuyo informe de cardcter pericial podria servir de referencia para
evaluar el respecto de los principios de objetividad, no discriminacién y competencia por
parte del distribuidor.

En el 4mbito espafiol, sobre todo en bienes de consumo diario, es patente la existencia
de una posicién dominante colectiva de las tres empresas lideres en el mercado de la distri-
bucién minorista: Carrefour, Mercadona y Eroski. Aunque la adquisicién de una posicién
dominante, individual o colectiva, no es sancionable, si lo es, por el contrario, cualquier
manifestacién abusiva de la misma. En este caso, los tres distribuidores citados han recurrido
a diversas estrategias para reducir la competencia®, entre ellas en el mercado de aprovisiona-
miento y beneficiar sus marcas blancas en perjuicio de las marcas de los proveedores®.

Desde la perspectiva del Derecho de la competencia, la introduccién de marcas
blancas puede tener efectos ambiguos sobre la competencia en dos aspectos. Por un lado,
la integracién vertical del distribuidor puede generar mayor eficiencia —ahorro de costes de
transaccién— y competencia en el mercado de los fabricantes y de la distribucién —diferen-
ciacién de productos—. Por otro, la integracién vertical sitda al distribuidor en una posicién
privilegiada frente al resto de los fabricantes, transformdndose asi en un agente doble que
puede perjudicar a los productos del fabricante y beneficiar los suyos. La distribucién,
asimismo, tiene la dltima palabra en relacién a la presencia de un producto de marca de
fabricante en sus lineales y, en particular, su presentacién y precio. Este poder puede tentar
a la distribucién a llevar a cabo una estrategia de sustitucién de los productos de marca del
fabricante®. Debe, por consiguiente, tomarse conciencia del riesgo de que el distribuidor
abuse de su poder de mercado para excluir a la marca del fabricante en beneficio de su pro-
pia marca o para reducir la competencia entre las marcas de la categoria, sin generar ningin
beneficio para los consumidores. En definitiva, ha de destacarse el inconmensurable poder
que, en la actualidad, ostenta la distribucién.

¢ El mercado de la distribucién de bienes de consumo diario ostenta una estructura realmente muy
concentrada (oligopolio). El liderazgo espafiol de los tres distribuidores lideres —Carrefour, Mercadona
y Eroski— determina conductas paralelas (colusidn tdcita) que limitan la competencia en el mercado de
aprovisionamiento y, ademds, de distribucién minorista. Las empresas oligopolistas ostentan una posicién
dominante colectiva y sus conductas colusivas pueden dar lugar a abusos prohibidos por la normativa de
defensa de la competencia.

' Respecto a tales conductas, que restringen la competencia, a tenor del Tribunal Vasco de Defensa de la
Competencia, en su estudio “La distribucién de bienes de consumo diario: competencia oligopolio y colusién
tdcita’, disponible en: <http://www.ogasun.ejgv.cuskadi.net/r51-14000/es/contenidos/informacion/imformes_
mercados/es_infomerc/adjuntos/090420%20DISTRIBUCION%20COMERCIAL%2020%20ABRIL%20
2009%20FINAL.pdf>, son los tres grandes bloques de supuestos: paralelismo de precios en la distribucién
minorista que restringe la competencia y genera una tendencia inflacionista de los bienes de consumo diario;
paralelismo en las negociaciones con los proveedores orientado a obtener pagos y condiciones comerciales
ventajosas; y paralelismo en la subcontratacién de productos de fabricantes para su reventa como marca propia
(marca blanca) y un tratamiento discriminatorio de los productos de marca de los fabricantes en término de
referenciacion, posicionamiento y precio.

62 Sobre este particular, cabe determinar que la Australia Competition and Comerce Comisién (en el informe
sobre la distribucién minorista y las relaciones con los proveedores operado en 2008) ha detectado que algunos
distribuidores han rechazado pagos promocionales ofrecidos por los proveedores con la tnica finalidad de
proteger las ventas de sus productos de marca blanca. Tal institucién entiende que la realizacién de este tipo de
practicas, por parte de empresas con poder de mercado, constituye un claro abuso de posicién dominante.

103



104

Revista Chilena de Derecho, vol. 41 N° 1, pp. 89 - 119 [2014]

LoPEZ JIMENEZ, David I “La sugerente figura de las marcas blancas: notas desde el ordenamiento juridico espafiol”

En un entorno de intensa competencia minorista, la gestién de la categoria por el
propio distribuidor es una garantia de que el surtido, la presentacién y los precios respon-
dian a las preferencias de los consumidores. Sin embargo, en un entorno de competencia
imperfecta caracterizado por el poder de mercado de las grandes empresas de la distri-
bucién (posicién dominante colectiva) y la presencia de marcas blancas, la gestién de la
categoria por el distribuidor presenta los mismos o mayores riesgos de conflicto de interés
y resultados competitivos que la gestién de la categoria por un proveedor con poder de
mercado. Y es que no debe olvidarse que la gestién de la categoria debe ir encaminada a
cumplir su finalidad originaria, que no es otra que aumentar la rentabilidad de la categoria,
y no a ampliar la rentabilidad de la marca del fabricante. El incremento de la rentabilidad
de la categoria refleja un aumento del bienestar del consumidor, mientras que el aumento
de la rentabilidad de la marca de distribuidor manifiesta una reduccién del bienestar del
consumidor y, al implicar también una transferencia de rentas de marcas mds eficientes a la
marca blanca, una reduccién del bienestar total.

Uno de los caracteres mds destacados de las problemdticas que rodean las relacio-
nes distribuidores-proveedores es que nos hallamos ante una casi absoluta inexistencia de
pronunciamientos jurisprudenciales porque, aunque las practicas abusivas existen, no se
denuncian, por el temor a las represalias —y las consecuentes pérdidas econédmicas para el
proveedor— que previsiblemente tendrdn para el fabricante que, hasta la fecha, ningin po-
tencial demandante se ha atrevido a superar.

La Federacién de Industrias de Alimentacién y Bebidas (FIAB) y la Asociacién Es-
pafiola de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS) en 2007 firmaron
un Acuerdo sobre Recomendaciones de Buenas Précticas Comerciales para la Mejora de la
Gestién en la Cadena de Valor y el Fomento de la Cooperacién Empresarial (denominado
Acuerdo ASEDAS-FIAB). Tal convenio es un cédigo de conducta voluntario que establece
los principios rectores de las negociaciones comerciales entre proveedores y distribuidores,
que otorga mayor seguridad juridica a los proveedores en relacién a diversos aspectos de
la relacién comercial como las promociones comerciales, la logistica (entrega, recepcién vy,
en su caso, devolucién), los servicios y cargos del distribuidor y los plazos de pago. Tales
c6digos estdn siendo objeto de adopcién en diferentes paises del entorno europeo®. Asf,
cabe destacar que en el Reino Unido, la Comisién Nacional de la Competencia adopté un
c6digo de buenas pricticas para los distribuidores con poder de mercado en sus relaciones

% Debemos destacar que la necesidad de fomentar la autorregulacién en el sector de la distribucién y que,
en virtud de la misma, se aprueben cédigos de conducta de alcance nacional, ha sido sugerida por diferentes
instancias comunitarias. En este sentido, el Comité Econdmico y Social Europeo en el dictamen del relativo
a “La evolucién de la gran distribucién y su impacto en proveedores y consumidores” de 3 de diciembre de
2008 (para cuya lectura se recomienda la consulta del Diario Oficial de la Unién Europea de 28 de julio de
2009). Las consideraciones presentes en el citado dictamen son especialmente interesantes, por cuanto, entre
otros extremos, se indican los posibles contenidos que el c6digo de conducta que se aprobara podrfa incluir.
Asimismo, cabe determinar que, en el caso que se susciten eventuales conflictos, se sugiere la intervencién de
un mediador con facultades para recabar informacién de todas las partes implicadas y para investigar, de forma
preventiva, las infracciones del cédigo de conducta.
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con los proveedores que en estos momentos estd ampliando®, al tiempo que se propone
nombrar un defensor del consumidor para vigilar su cumplimento.

La creacién de un cédigo de buenas practicas elaborado por los grandes distribuido-
res minoristas, a nivel nacional, podria interpretarse como una invitacién a coaligarse entre
ellos, lo que, de hecho, irfa en detrimento de la competencia. No obstante, la politica ofi-
cial debe consistir en examinar estos cédigos y asegurarse de que aumentan la transparencia
y la diligencia debida tanto del minorista como del proveedor, beneficiando también a lar-
go plazo al consumidor.

El c6digo de buenas pricticas establece una serie de recomendaciones con el objeti-
vo de mejorar las negociaciones comerciales entre las empresas alimentarias, fabricantes y
distribuidoras, que deberdn basarse en los principios de motivacién de actos, formalizacién
de los acuerdos y publicidad de las condiciones generales de contratacién. También se hace
mencién a la modificacién de tarifas, asi como a las variaciones de los impuestos, tasas y
otros gravimenes y a las aportaciones de los sistemas integrados de gestién que se produz-
can durante el perfodo de vigencia de los acuerdos comerciales. Ademds, se establece que
las empresas deberdn asegurar que sus érganos y/o delegaciones territoriales cumplan los
acuerdos comerciales que les afecten, evitando que la falta de informacién sobre los mismos
sea alegada para vulnerarlos. El Acuerdo ASEDAS-FIAB prevé el establecimiento de un
Comité de Seguimiento que, a su vez, designard un Comité de Resolucién de Conflictos.

El documento que analizamos es complementario del marco legal por el cual se rige
el sector. Por ello, se refuerza el compromiso de las empresas del sector alimentario espafiol
por cumplir adecuadamente la normativa vigente. Entre las actuaciones que se vigilardn es-
pecialmente, destaca el cumplimento de normas, como la prohibicién de venta con pérdida
o la venta por debajo del precio de coste, facilitdindose, igualmente, la labor inspectora de
la Administracién Publica. Ademds, en relacién a la normativa de plazos de pago méxi-
mos, tanto la distribucién como la industria acuerdan, y asi lo expresan en este cédigo de
conducta, que la autoridad competente mds adecuada para velar por su cumplimento sea
aquella en la que estd domiciliado el fabricante. El cumplimiento de esta propuesta ahorra-
rd trdmites innecesarios a la industria espafiola, que comercializa sus productos en todas las
Comunidades Auténomas.

El fenémeno de la autorregulacién, en virtud de la cual son posibles los cédigos de
conducta, supone la observancia de unas pautas de conducta —principios y normas éticas—
cuyo cumplimiento previamente se ha fijado como objetivo. Simulténeamente, también

¢ La Comisién de la Competencia del Reino Unido en el informe sobre las cadenas de alimentacién,
publicado en mayo de 2008, entiende que las grandes empresas de distribucién del sector alimentario de
tal pafs estdn ofreciendo un buen servicio a los consumidores, pero, a su juicio, son necesarias medidas para
incrementar la competencia en los mercados regionales y reequilibrar las relaciones entre estas empresas y
sus proveedores. Entre las actuaciones concretas que se han de efectuar, se incluye modificar el cédigo de
conducta relativo a las relaciones entre los proveedores y las empresas para ampliarlo, incluyendo entre otras
medidas: la prohibicién a los detallistas de realizar modificaciones de los acuerdos con sus proveedores con
cardcter retroactivo o responsabilizar a los mismos por las mermas; previsién del arbitraje obligatorio para
resolver cualquier diferencia que esté dentro del 4mbito del cédigo de conducta; y, por ultimo, la obligacién de
comunicar detalladamente las razones por las que se reduce significativamente el volumen de negocio con un
proveedor o se suspenden las relaciones comerciales.
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constituye la expresién del compromiso de responsabilidad social de un determinado sector
de la industria. En los dltimos afios, somos testigos y, en ciertos casos, protagonistas de un
vigoroso impulso, fomentado desde diversas instancias, del soff law o Derecho no vinculan-
te especialmente por lo que respecta a la proteccién de los consumidores y/o usuarios en
numerosos dmbitos entre los que destacan los que, en este momento, analizamos. El De-
recho no vinculante o voluntario es el conjunto de instrumentos que, aunque no ostentan
el cardcter imperativo que caracterizan a las normas juridicas, pueden afectar, de manera
significativa, al panorama legislativo, promoviendo la estandarizacién legal de determinadas
practicas.

En base a que la autorregulacién es una prictica mds informal que la legislacién y
que carece de capacidad coactiva —entendida esta en el sentido de una virtualidad y alcance
cercano a la estatal-, la eficacia de la misma puede ser muy débil si no se da la organizacién
de todas las partes implicadas. Hay que observar, asimismo, que la autorregulacién no pue-
de ser vista como una excusa que exima al Poder Legislativo de sus obligaciones, sino como
complemento a una legislacién que, inevitablemente, no puede dejar de tener un cardcter
muy general y ambiguo. Podemos, de esta manera, afirmar, en cierto sentido, que la profe-
sionalizacién del sector empresarial conduce a su autorregulacién.

Aunque, como seguidamente veremos, el cddigo de conducta no estd exento de
ciertas criticas, merece, en lineas generales, una valoracién positiva, dado que, entre otros
aspectos, constituye el primer acuerdo aprobado voluntariamente por los principales esla-
bones de la cadena alimentaria, a saber: los distribuidores y los fabricantes. En todo caso,
como previamente anunciamos, debemos ser conscientes de que nos encontramos ante un
acuerdo estrictamente voluntario, fruto de la vigencia del principio de la autonomia de la
voluntad reconocido en el ordenamiento juridico espafiol en el articulo 1255 del Cédi-
go civil. Aunque, de acuerdo con el articulo 1091 del mismo cuerpo legal enunciado, las
obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes,
y deben cumplirse al tenor de los mismos, estamos en un dmbito especialmente peculiar.
En efecto, el poder del distribuidor resulta extraordinariamente superior al de cualquier
fabricante, por lo que los incumplimientos del articulado contenido en tal documento, a
nuestro juicio, no serdn denunciados ante el Comité de seguimiento para que este, a su vez,
nombre la comisidén que se encargard de resolver extrajudicialmente el conflicto.

En efecto, la experiencia de ciertos paises —caso, por ejemplo, de Australia— pone
de relieve que los cédigos de conducta se enfrentan a un incumplimiento generalizado por
parte de las empresas de la distribucién y una aversién, igualmente, de los proveedores a
denunciarlo. Aunque los cédigos de buenas pricticas comerciales deben, como hemos anti-
cipado, valorarse de manera positiva, no impiden la colusién ticita de los grandes distribui-
dores, con la colaboracién de los proveedores con poder de mercado, encaminada a extraer
de los proveedores pagos comerciales elevados a costa de soportar precios de cesién mds
elevados. Esta conducta colusiva restringe la competencia en el mercado de los fabricantes y
en el mercado de la distribucién minorista.

En definitiva, si bien los cédigos de conducta, como el Acuerdo ASEDAS-FIAB,
desprovistos de cldusulas anticompetitivas, suponen un intento plausible de fomentar re-
laciones comerciales leales entre proveedores y distribuidores, la funcién de las autoridades
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de competencia es velar por la competencia y el bienestar de los consumidores. La existen-
cia de una posicién dominante colectiva de los tres grandes distribuidores espanoles por
excelencia, como Carrefour, Mercadona y Eroski, en el mercado de aprovisionamiento y de
précticas paralelas tendentes a restringir la competencia en el mercado de los fabricantes y
la distribucién, hace necesaria la intervencién de las autoridades de competencia para fijar
los criterios de aplicacién de la Ley de Defensa de la Competencia en este 4mbito.

3.4. EL RESPETO DE LA LEGISLACION EN MATERIA DE COMPETENCIA DESLEAL

Las marcas blancas, aunque constituyen un fenémeno licito, en determinados su-
puestos, pueden llegar a vulnerar la normativa no solo de defensa de la competencia —como
ya hemos visto en el apartado anterior— sino, ademds, de competencia desleal. En efecto,
por lo que a este dltimo aspecto respecta, cabe la posibilidad de que el distribuidor de
la marca blanca en cuestién presente sus productos con una forma de presentacién muy
similar a la que tienen los de fabricantes lideres. De hecho, la creacién de un riesgo de
confusién es el acto mds antiguo de competencia desleal, pues impide la diferenciaciéon de
productos. Como seguidamente veremos, hay un aprovechamiento de la reputacién ajena
al acercar la imagen global del producto de la marca blanca al de la marca conocida.

La situacién que se produce en esta clase de conflictos en los que el hecho denunciado
es susceptible de calificarse, simultdneamente, como ilicito marcario y concurrencial, trae
a colacién la complementariedad relativa de los textos legales reguladores de ambos, la Ley
de Marcas espafiola (LM) y la Ley espafola 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Des-
leal (LCD), y la necesidad de huir de la mds pura aplicacién del principio de especialidad,
tendente a la preponderancia de una u otra norma, sobre todo en supuestos en los que la
legislacién marcaria se muestre reacia a amparar los signos supuestamente vulnerados. Y todo
ello pese a no olvidar los distintos objetivos que los mismos persiguen®, pues mientras la LM
tiende a proteger un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque
especial, eficaz erga omnes y concedido por su registro, la LCD no tiene como fin, al menos
directamente, amparar al titular de la marca. En efecto, como sefiala la Exposicién de Moti-
vos de esta tltima, no pretende resolver conflictos entre competidores, sino “ser un instru-
mento de ordenacién de conductas en el mercado”, siendo los destinatarios de su proteccién,
en consecuencia, no los titulares de los signos, ni los empresarios, sino todos los que partici-
pan en el mercado, incluso, qué duda cabe, los consumidores y el mercado.

Los litigios que, en la prictica, se planteardn entre las marcas blancas y las marcas de
los fabricantes lideres, en los supuestos que venimos planteando, podrén situarse en la 6rbi-
ta de los articulo 6 y 12 de la LCD. Tales preceptos regulan la imitacién confusoria de sig-
nos distintivos (creaciones formales), mientras que, por otro lado, el articulo 11 de la citada
ley acoge en su seno la imitacién de productos (prestaciones o servicios).

¢ A pesar de esa diversidad de fines, entre las dos Leyes existe una reciproca tensién, dado que, por un lado, la
utilizacién de un signo constituye una actuacién en el mercado y tiene un fin concurrencial y, por otro, el riesgo
de confusién del consumidor (cuya proteccién no estd ausente en la Ley de Marcas) constituye, a la vez, el nacleo
de la infraccién del derecho sobre la marca y de algunos ilicitos concurrenciales —articulos 6, 11.2 y 12 LCD-.
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El articulo 6 de la LCD, a la manera que lo hiciera el articulo 10 bis del Convenio
de la Unién de Paris, considera desleal “todo comportamiento que resulte idéneo para crear
confusién con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos”, siendo bastante, a
tales efectos, la existencia de “riesgo de asociacién por parte de los consumidores respecto
de la procedencia de la prestacién”.

La llamada competencia parasitaria que establece el articulo 12 LCD comprende
aquellas conductas conducentes a un aprovechamiento indebido de la reputacién de signos
distintivos ajenos de cualquier clase (marcas, nombres comerciales, denominaciones de ori-
gen, indicaciones de procedencia, etc.), en beneficio propio o ajeno, reputando su parrafo
segundo particularmente desleal “el empleo de signos distintivos ajenos o de denominacio-
nes de origen falsas acompanados de la indicacién acerca de la verdadera procedencia del
producto o de expresiones tales como “modelo”: “sistema”, “tipo”, “clase” y similares”.

El objeto de la confusién que nos ofrecen estos preceptos viene referido a la que se
produce en relacién con los medios de identificacién utilizados por un empresario en el
mercado, bien sea de su actividad, de sus productos o prestaciones o de su establecimiento
comercial. Es decir, el que recae sobre la identificacién o presentacién de aquellos o estos,
no tratindose de un concepto puramente normativo, ya que no puede generarse riesgo de
confusién si no existe un uso efectivo del signo y cierta implantacién en el mercado. Por
ello, el juicio de confundibilidad habrd de pasar, necesariamente, por la comparacién, no
solo de los signos y de los productos o servicios entre los cuales se suscite la polémica, sino
por el examen de otra serie de circunstancias, tales como los precios de los citados produc-
tos, los canales de distribucién de los mismos, la publicidad efectuada, etc., referencias que
coadyuvan a reforzar, debilitar e, incluso, a eliminar el riesgo de confusién.

El riesgo de confusién que dichos preceptos tratan de proscribir —que no es sino
el riesgo de confundibilidad, esto es, la mera posibilidad de que el mismo se produzca,
aunque no se haya ocasionado todavia— ha de interpretarse, tras la amplitud con que lo
disefian la Primera Directiva Comunitaria de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproxi-
macién de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (articulo 4.1.b)
y el Reglamento (Comité Ejecutivo) nim. 40/94 del Consejo, de la Marca Comunitaria®
—articulos 8.1.b) y 9.1.b)—, aplicable también al dmbito concurrencial, con un criterio
holgado, comprensivo también del riesgo de asociacién. Este tltimo se origina cuando el
consumidor no sufre una confusién acerca de la identidad de la empresa de procedencia,
sino que, aun consciente de que los productos distinguidos con los signos en cuestién tie-
nen una procedencia empresarial distinta, supone equivocadamente que, entre las empresas
oferentes de cada uno de ellos, existen relaciones econémicas, comerciales, organizativas
o de cualquier otra. Resulta destacable que se ha declarado repetidamente, por parte de la
jurisprudencia®, que el juicio de confundibilidad entre los diversos signos confrontados ha

% Tal disposicién fue objeto de modificacién por el Reglamento (CE) n° 1653/2003 del Consejo, de 18 de
junio de 2003.

¢ La jurisprudencia, en base a distintas normativas, ha brindado proteccién al envase, botella y etiquetas (de
la bebida alcohélica BayLeys) en las sentencias: R. and A. BAYLEYS and Co. Ltd. contra Licoreria Abeldense SL
(1993): Tribunal Supremo, 19 de mayo de 1993 y R. & A. Bailey Company Limited contra Montara, SA (1994):
Tribunal Supremo, 29 de octubre de 1994; el envase, forma y colores del bote (Colacao) en Ollé, SA contra
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de alcanzarse a través de una visién de conjunto sintética, de la totalidad de los elementos
integrantes de los mismos, sin descomponer su unidad fonética® y grifica y que las seme-
janzas, de haberlas, es preciso que estén referidas, no solo a los elementos individualizados
de cada una de las marcas, sino también y principalmente a la generalidad o conjunto de
las distintas partes que comprenden la misma —en este sentido Nutrexpa, SA contra Nutrec,
SA (1995): Tribunal Supremo, 16 de mayo de 1995-.

La determinacién de la semejanza o similitud entre dos signos constituye una fun-
cién atribuida, en principio, a los tribunales que conocen en instancia, pero, como se trata
de un concepto juridico indeterminado, es preciso observar las pautas para su apreciaciéon
establecidas por las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
(TJCE) y la doctrina jurisprudencial. El Tribunal Supremo espanol viene declarando que
el criterio analitico y comparativo efectuado en la instancia debe mantenerse, salvo que sus
decisiones sean contrarias a la légica o al buen sentido®. El buen sentido supone logicidad,
coherencia y racionalidad, y la semejanza ha de tener la entidad suficiente para crear el
riesgo de confusion de los consumidores, lo que exige calibrar todas aquellas circunstan-
cias que, en conexién con el signo expresivo de cada marca, puedan tener influencia en la

Nutrexpa, SA (1998): Tribunal Supremo, 23 de febrero de 1998; y la ha tratado especificamente, aunque no ha
apreciado que se diera el riesgo de confusién, en R. Seelig and Hille Kommanditgesellschaft contra don Antonio G.
N. y Ben-Hur, SA (1997): Tribunal Supremo, 8 de mayo de y Procter y Gamble de Espania, SA y Richardson-Vicks
Inc. contra Sociedad Quimica de Perfumeria y Color, SA (1997): Tribunal Supremo, 5 de junio de 1997.

% Tiene reiteradamente declarado el Tribunal Supremo que en el triafico mercantil prevalece el aspecto verbal
sobre todos los demds elementos integrados en la marca, porque es de aquella manera oral, y con referencia
exclusiva a la denominacién, como los productos son ordinariamente demandados por el consumidor. Tal
doctrina se encuentra establecida, entre otras muchas, en las sentencias: Sin identificacién de partes (1986):
Tribunal Supremo, 27 de noviembre de 1986; FO.H.G., contra Registro de la Propiedad Industrial (1987):
Tribunal Supremo, 14 de diciembre de 1987; Entidad Mercantil D., S. A., contra Editorial XX Debate (1988):
Tribunal Supremo, 23 de julio de 1988; Sin identificacién de partes (1990): Tribunal Supremo, 4 de enero de
1990; Nutrexpa, SA contra Nutrec, SA (1995): Tribunal Supremo, 16 de mayo de 1995; K, SA contra Registro
de la Propiedad Industrial (1996): Tribunal Supremo, 11 de noviembre de 1996; José Sdnchez Peiiate, SA contra
Registro de la Propiedad Industrial (1996): Tribunal Supremo, 19 de diciembre de 1996; Bayer, AG contra el
Registro de la Propiedad Industrial (2000): Tribunal Supremo, 22 de marzo de 2000; Kabushiki Kaisha Toshiba
contra el Registro de la Propiedad Industrial (2000): Tribunal Supremo, 4 de abril de 2000; Unite Biscuits (UK)
Limited contra el Registro de la Propiedad Industrial (2000): Tribunal Supremo, 5 de julio de 2000; Productos
del Café, SA contra el Registro de la Propiedad Industrial (2000): Tribunal Supremo, 12 de diciembre de 2000;
Gallaher Limited contra el Registro de la Propiedad Industrial (2001): Tribunal Supremo, 27 de junio de 2001;
Ocean, SpA contra el Registro de la Propiedad Industrial (2002): Tribunal Supremo, 21 de marzo de 2002; Caja
Espaiia de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad contra la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (2004):
Tribunal Supremo, 7 de julio de 2004; Inabonos, SA contra la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas (2005):
Tribunal Supremo, 7 de abril de 2005; Mead Johnson And Company contra la Oficina Espaiiola de Patentes y
Marcas (2006): Tribunal Supremo, 7 de marzo de 2006; Promociones Turisticas La Sella, SA contra la Oficina
Espaiiola de Patentes y Marcas (2007): Tribunal Supremo, 30 de abril de 2007; Gallaher Limited contra la Oficina
Espaiiola de Patentes y Marcas (2008): Tribunal Supremo, 7 de mayo de 2008; y Grupo It Deusto, SL contra la
Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas (2008): Tribunal Supremo, 30 de noviembre de 2008.

% Asi, entre otras muchas, las sentencias: Levi Strauss & Co. contra Textil Conquense, SA (2000): Tribunal
Supremo, 20 de julio de 2000; Sony Kabushiki Kaisha contra Macsony SL (2003): Tribunal Supremo, 26 de
junio de 2003; Balpri, SL contra Chanel, SA (2005): Tribunal Supremo, 7 de octubre de 2005; Pepe (UK)
Limited contra D. Blas y D. Ramén (2006): Tribunal Supremo, 28 de julio de 2006; Pepe (UK) Ltd. contra Liwe
Espaiiola, SA (2006): Tribunal Supremo, 21 de diciembre de 2006; y Calzados Crube contra Adidas Salomon AG
y Adidas Espaiia, SA (2007): Tribunal Supremo, 25 de enero de 2007.
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posible confusién que en el mercado pueda producirse por la identidad de los productos’,
existiendo el riego de confusién estricto cuando se da lugar a la errénea creencia de que las
prestaciones proceden de la misma empresa, y amplio si se supone equivocadamente que el
producto procede de empresas que son diferentes pero pertenecen a una misma estructura
u organizacién global”'.

Son muy escasas las resoluciones judiciales en las que se analiza la posible deslealtad
de actuaciones realizadas por los distribuidores —para comercializar la marca blanca— con-
sistentes en imitar los envases ideados para ciertos productos por fabricantes lideres. Uno
de los pocos casos que, sobre el particular, existen es el que fue resuelto en Nutrexpa, SA
contra Chocolates Hosta Dulcinea, SA y Lid] Autoservicio Descuento, SA (2002): Audiencia
Provincial de Barcelona, 28 de junio de 2002. El supuesto de hecho sometido a enjuicia-
miento versaba sobre el lanzamiento de un producto por la demandada (Lidl) a base de
cacao en polvo distinguido y envasado en un bote cilindrico de fondo amarillo en el que se
apreciaban figuras de personajes de color negro portadoras de producto evocando al cacao
que comercializa la demandante (Nutrexpa). Nos encontramos ante una presentacién con-
fundible por sus colores y demds elementos que lo componen con la presentacién del pro-
ducto de la marca Cola Cao, existiendo, por consiguiente, riesgo de confusién’.

La presentacion del envase comercializado por la demandada que, como hemos anti-
cipado, era la conocida Lidl (bote circular de iguales medidas y formato que el que distin-
gue el producto de la actora —Nutrexpa—, de color amarillo, con letras azules y con los cld-
sicos personas de color que popularizara aquella) evoca indudablemente al célebre producto
Cola Cao. Todo incita a pensar que nos hallamos ante un articulo préximo a este (envase
de igual color, tamafio y forma, en el que aparecen unas figuras muy parecidas y en idénti-
ca actitud), sin que puedan servir para desvirtuar este extremo las circunstancias de que el
color amarillo sirva usualmente para identificar o reconocer este tipo de productos en polvo
derivados del cacao o que, tras el requerimiento efectuado por la actora, las demandadas

7 En este sentido, las sentencias: Pepe Textiles Espaiia SA y Pepe UK Ltd contra Liwe Espaiiola SA (2003):
Tribunal Supremo, 29 de septiembre de 2003; Mariano y la entidad Bodegas Rodero SL contra Explotaciones
Valduero, SA (2006): Tribunal Supremo, 26 de enero de 2006; Pepe (UK) Limited contra D. Blas y D. Ramén
(2006): Tribunal Supremo, 28 de julio de 2006; y Compaiiia Espafiola de Petrdleos, S.A. (Cepsa) contra
DEPOGAS, S.L. ¢ INDU-VIMAR S.L. (2007): Tribunal Supremo, 17 de julio de 2007.

7! Sobre este particular nos remitimos a Balpri, SL contra Chanel, SA (2005): Tribunal Supremo, 7 de octubre
de 2005.

72 Un supuesto de hecho muy similar fue objeto de enjuiciamiento en Oll¢, SA contra Nutrexpa, SA (1998):
Tribunal Supremo, 23 de febrero de 1998. Nutrexpa demandé a la entidad Oll¢ SA —fabricante de las marcas
de distribuidor “Dia”, “Delpuy”, “Charter” y “Simago”— como consecuencia de la imitacién, por parte de esta
dltima, de los botes en los que se contenia cacao en polvo, consistentes en un envase con tapa roja y cuerpo
amarillo, semejantes y confundibles con los de Cola Cao que es comercializado por Nutrexpa. Tal producto
era precisamente objeto de venta en grandes cadenas de distribucién como Dia perteneciente a Carrefour.
El recurso de casacién interpuesto por Ollé SA fue desestimado, confirmdndose, por parte del Tribunal
Supremo, el fallo dictado en segunda instancia que, a su vez, ratifica, en gran parte, la resolucién de instancia
reconociendo la violacién del derecho exclusivo sobre marca que Nutrexpa posee, asi como la existencia de
un acto de competencia desleal, condenando Ollé SA a que cesase en dicha violacién, asi como a retirar del
trafico comercial los envases aludidos, material publicitario y etiquetas en que se reflejen aquellos, aunque se
hallen en poder de terceros a quienes se haya suministrado, y, finalmente, a indemnizar los dafios y perjuicios
ocasionados.
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modificasen el color de la tapa del bote, que dejé entonces de ser colorada, como la que
exhibe Cola Cao, para pasar a ser azul. Por otro lado, no puede aducirse que los canales de
distribucién de ambos productos sean distintos y que el que ha sido puesto en controversia
con el de la recurrente —Nutrexpa— conforme una tipica marca blanca comercializada por
la entidad demandada —Lidl- solamente en sus establecimientos, pues, como determina la
resolucién, “ello impediria la confusién si no se vendiese en ellos el fabricado por la actora,
cosa que no ha sido acreditada como cierta”.

En todo caso, el Tribunal termina revocando la sentencia dictada en primera instan-
cia —en la que se desestimaba la demanda presentada por Nutrexpa frente al distribuidor
Lidl por la que se perseguia la declaracién de deslealtad del comportamiento que hemos
enunciado—, declarando que la actividad de la demandada consistente en la comercializa-
cién de un producto a base de cacao en polvo con un envase de presentacién que por sus
caracteristicas, es confundible con la presentacién del producto marca Cola Cao de la acto-
ra. En consecuencia, condena a Lidl a cesar en el envasado y en la comercializacién del pro-
ducto (denominado Golden Sur) en un bote confundible por sus colores y demds elemen-
tos con el antedicho producto y a retirar del mercado a su costa la existencia del mismo.

4. CONCLUSIONES

Las marcas de distribuidor (que constituyen una opcidn en auge en la actual cesta de la
compra de un importante nimero de consumidores) pueden definirse como aquellos produc-
tos fabricados por un determinado industrial que son ofrecidos al consumidor bajo el nombre
o marca del distribuidor o detallista, que es quien realiza las funciones de marketing en rela-
cién con las mismas. El gran distribuidor, sin dejar de ser tal, se aventura en la tarea de in-
troducir productos en el mercado por dos caminos: bien haciendo un producto al que le dan
la marca del propio distribuidor bien creando una marca blanca para todos sus productos.
Como alternativa frente a las primeras marcas, el consumidor dispone de las marcas blancas o
del distribuidor, especialmente valoradas en contextos de dificultad econémica.

Las diversas funciones que la marca puede desemperiar —distintiva, publicitaria, la
indicativa del nivel de calidad y la reveladora del origen empresarial del bien o servicio en
cuestién— se ven desdibujadas en el caso de las marcas blancas.

En efecto, como decimos, la funcién indicadora del origen empresarial se ve parcial-
mente difuminada. También podrd ser seriamente abatida la funcién identificadora de la
calidad, ya que existe la posibilidad de que el fabricante del gran distribuidor elabore un
producto sin la misma calidad que la del primer fabricante. Finalmente, podr4, asimismo,
verse perjudicada la funcién del goodwill. Si estas tres funciones enunciadas, de una u otra
manera, se ven, por decirlo en términos coloquiales, tocadas también se verd afectada la
funcién identificativa y publicitaria del mercado.

Para que la situacidon descrita no se suscite, los fabricantes lideres se estdn lanzando a
la carrera de proyectar campanas publicitarias en las que ponen de relieve que no fabrican
para otros, revelando, con tal actuacién, que sus productos no podrdn encontrase bajo la
denominacién de ninguna marca blanca. En otros términos, tal campafia comercial preten-
de advertir al consumidor de la posibilidad de que existan productos —de marcas blancas o
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no— similares al suyo, pero que, en todo caso, presentan un origen empresarial diverso. La
agresiva actividad publicitaria de los grandes fabricantes para reivindicar la marca de fdbrica
es consecuencia de la fortisima competencia que estdn sufriendo en el mercado por parte de
las marcas de distribuidor.

Aunque el recurso a las marcas blancas, por parte de los distribuidores, es una préc-
tica completamente licita, pueden suscitarse ciertos problemas a tenor de la normativa es-
pafiola de defensa de la competencia y de la legislacién en materia de competencia desleal.

Uno de los caracteres mds destacados de las problemdticas que rodean las relaciones
distribuidores-proveedores es que en Espafia nos hallamos ante una casi absoluta inexisten-
cia de pronunciamientos jurisprudenciales relativos a las eventuales violaciones de la Ley
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, porque, aunque las pricticas abu-
sivas existen, no se denuncian, por el temor a las represalias —y las consecuentes pérdidas
econdmicas para el proveedor— que previsiblemente tendrdn para el fabricante que, hasta la
fecha, ningtn potencial demandante se ha atrevido a superar.

En cuanto a la posible vulneracién de la normativa imperante en materia de compe-
tencia desleal —Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal—, cabe la posibilidad
de que el distribuidor de la marca blanca en cuestién elabore sus productos con una forma
de presentacién muy similar a la que tienen los de fabricantes lideres. En tal caso, hay un
aprovechamiento de la reputacién ajena al acercar la imagen global del producto de la mar-
ca blanca al de la marca conocida.

Entendemos que gran parte de los problemas que en el sector de la distribucién se
suscitan —sobre todo en materia de defensa de la competencia y de competencia desleal—
podrian mitigarse y, en cierta medida, erradicarse en virtud de la autorregulacién de todos
los agentes que en el sector de la distribucién interactdan. En virtud de la autodisciplina,
podria aprobarse un cédigo de conducta voluntario destinado a regular las relaciones entre
los minoristas y los proveedores en el 4mbito de cada uno de los Estados europeos, en el
plano comunitario, asi como la realizacién de un andlisis detallado de la cadena de sumi-
nistro, en la que, ademds del proveedor original y del sector de la gran distribucién, inter-
vienen muchos otros actores. Este cédigo de conducta ofrecerfa a un mayor nimero de em-
presas de produccién y servicios medianas o, incluso, pequefias y artesanales la posibilidad
de acceder a la gran distribucién con un minimo de garantias.
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